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12 国際経営論集 No.34 2007
ないというのでないなら､Radclife博士の供述
もAsano特許が同様の状態であることを示して
いないことになる｡Teleflexは､Engelgau特許が
優先して具体化したものと比べて､Asano特許
は非効率であることについて説得力のある主張
をすることもできた｡しかし､Engelgau特許に
照らしてAsano特許を判断することは､Teleflex
が避けるべきであると主張してきた (的を得た
ものである)､まさに後知恵的な先入観に携わ
ることになるだろう｡故に､Teleflexは､先行
技術が教示するものが､Asano特許を使用する
ことからほど遠いということについて､何ら示
してこなかった｡》
(7) 《最後に我々は､地裁同様に､Teleflex
はクレーム4が自明であるという決定を覆すよ
うないかなる二次的要素も示さなかったと結論
する｡Graham判決と我々の先例をこれらの事
実に正しく当てはめると､クレーム4は自明の
主題を含むものだという結論に至る｡結果とし
て､クレームは103条の要件を満足できない｡》
(8) 《我々は､Engelgau特許の手続きの間に､
Asano特許を開示しなかったことが､発効され
た特許に与えられる有効性の推定を無にするか
否かという問題に触れる必要はない｡蓋し､ク
レーム4は､推定にも拘わらず自明だからであ
る｡それでも､推定の基礎にある理論的根拠
- PTOは､その専門性において､クレームを
肯定したということ- は､本件では大いに減
じられていると言及することは適当であると考
える｡》
3.6 サマリー ･ジャッジメントに関して
《cAFCは､重要な事実に関する問題に争い
があることを､サマ リー ･ジャッジメント命令
を覆すための別の理由として挙げている｡我々
はこの点でもCAFCに同意しない｡専門家が自
明性に関する問題を扱う断定的宣誓供述書を提
出したとき､サマ リー ･ジャッジメントの可能
性を否定するために裁判所がGraham判決のア
プローチを理解する限りで､裁判所は当該分析
において専門家証言が果たす役割を誤解した｡
その間題についてサマ リー ･ジャッジメントを
検討する際､地裁は､専門家証言を考慮するこ
とができるし､すべきである｡もっとも､専門
家証言は､事実に関する特定の問題を解決する
かもしれないし､またはそのままにしておくか
もしれない｡しかし､それが問題の終鳶ではな
い｡自明性の究極的な判断は､法的な決定であ
る｡Graham,383U.S.,at17｡ 本件のように､
先行技術の内容､特許請求の範囲､そして当該
技術における通常の技能のレベルが､重要な論
点でないとき､そしてこれらの要素に照らして
クレー ムの自明性が明らかであるとき､サマリー ･
ジャッジメン トは適切である｡Telenexによっ
て提出された供述のいずれも､地裁が､慎重に
検討した結果､本件におけるサマ リー ･ジャッ
ジメント命令を基礎づける結論に達したことを
妨げるものではない｡》
3.7 まとめ
《我々は､本能､単純な論理､通常の推論､
並はずれたアイデア､そして天才的なひらめき
にさえ基づく新しいものを､我々の周りの実体
があって手で触れることのできる現実の一部と
化すことによって新しいものを作り上げ､そし
て生み出す｡これらの進歩は､一度我々の知識
の一部として共有されたとき､技術革新がもう
一度始まる際の新しい出発点となる｡より高い
レベルの到達点から進歩がはじまることが通常
の過程で予想されるとき､通常の技術革新の結
果は､特許法制の下で排他的権利の対象となる
ものではない｡さもなくば､特許権は有用な技
術の進歩を､促進するよりはむしろ､窒息させ
てしまう｡参照合衆国憲法 Art.Ⅰ,§8,C1.8｡
これらの原則は､自明の主題をクレームする特
許の成立を阻止することにつながり､それは､
FIotchkl'ss判決で確立され､103条に法定された｡
このような阻止事由の適用は､あまりに強制さ
れすぎて､その目的を果たし得ないようなテス
トや公式の中に限定されてはならない｡
KSRは､Asano特許のペダルの固定されたピ
ボットポイント上に､モジュラーセンサーを設
置することは､関連する技術における通常の技
能を有する者の理解力の範境にある設計の一過
程であったことについて､説得的な証拠を提出
した｡その主張と記録は､Engelgau特許のクレー
ム4が自明であることを示している｡地裁の決
定を退けるに際して､CAFCは問題を､狭く厳
格で103条にも我々の先例にも合致しない形で
分析した｡CAFCの判断は棄却され､事件は､
本判決に合致するような更なる手続きのために
差し戻される｡》
(以下､続く)
※ 本稿は､2007年5月に筆者がWeb上
で始めた ｢KSR事件合衆国最高裁判決私
訳の試み｣を基にしている｡
なお､本判決に関する評釈等として､
井上雅夫 ｢KSR特許自明事件合衆国最高
裁判決 2007.04.30｣http://www.venus.dti.
ne.jp/～inoue一m/bm_070430KSRSC.htm
(2007年10月5日確認)および浅見節子
｢発明の非自明性が争われた連邦最高裁
判決について KSRInternationalCo.V.
Teleflexlnc.,550U.S._(2007)(合衆国
最高裁判所2007年4月30日判決)の紹介
とその解説｣知的財産フォーラムVol.70
(2007)42頁がある｡
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